g

W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)

den 12 december 2013*
"Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Figurmirke innehallande ordelementet BASKAYA —
Invindning — Bilateral konvention — Ett tredjelands territorium — Begreppet verkligt bruk”
I mal C-445/12 P,

angdende ett 6verklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
2 oktober 2012,

Rivella International AG, Rothrist (Schweiz), foretriatt av C. Spintig, Rechtsanwalt,
klagande,
i vilket de andra parterna ér:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,
Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, Grosseto (Italien),
intervenient i forsta instans,
meddelar
DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Tizzano samt domarna A. Borg Barthet, E. Levits (referent),
M. Berger och S. Rodin,

generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: handlaggaren A. Impellizzeri,
efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 16 oktober 2013,

med hédnsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra maélet utan forslag till
avgorande,

foljande

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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Dom

Rivella International AG (nedan kallat klaganden) har yrkat att domstolen ska upphdva den dom som
meddelades av Europeiska unionens tribunal den 12 juli 2012 i mal T-170/11, Rivella International
AG mot harmoniseringsbyran — Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (nedan kallad den 6verklagade
domen). Genom den o6verklagade domen ogillade tribunalen klagandens talan om ogiltigforklaring av
det beslut som hade meddelats av harmoniseringsbyrdns fjairde Overklagandenimnd den
10 januari 2011 (drende R 534/2010-1) om ett invindningsférfarande mellan klaganden och Baskaya
di Baskaya Alim e C. Sas (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt

Forordning (EG) nr 207/2009

I artikel 8.2 i radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken
(EUT L 78, s. 1) stadgas foljande:

"Med dldre varumaérken avses i punkt 1

a) foljande kategorier av varumirken for vilka anstkan om registrering gjorts tidigare én ansékan om
registrering av gemenskapsvarumirket, med vederborlig hansyn tagen till de ansprak som kan
goras pa prioritet for dessa varumaérken:

i)  Gemenskapsvarumairken.

ii) Varumirken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller
Nederlanderna, hos Benelux byra for immateriell dganderétt.

iii) Varumérken som blivit foremal for en internationell registrering med rattsverkan i
medlemsstaten i fraga.

iv) Varumérken som blivit féremal for en internationell registrering med rattsverkan i
gemenskapen.

Artikel 42 i forordning nr 207/2009 avser invdndningsforfarandet vid harmoniseringsbyran. Artikeln
har f6ljande lydelse:

”

2. Pa begiran av sokanden ska en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumirke vilken gjort en
invindning, ldgga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumirket under en tid av fem ar fore
dagen for offentliggorandet av ansokan om gemenskapsvarumirke verkligen har anvints inom
gemenskapen for de varor eller tjanster for vilka det dr registrerat och som laggs till stod for
invindningen, eller for att det finns skilig grund for att det inte anvints, forutsatt att det &ldre
gemenskapsvarumarket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. I avsaknad av saddan
bevisning ska invdndningen avslas. Om det dldre gemenskapsvarumarket endast har anvints for en del
av de varor eller tjanster for vilka det registrerats, ska det vid provning av invdndningen anses vara
registrerat endast for denna del av varorna eller tjansterna.
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3. Punkt 2 ska tillimpas nér det géller de dldre nationella varumérken som avses i artikel 8.2 a, varvid
anvindningen i den medlemsstat i vilken det &ldre nationella varumirket skyddas ska motsvara
anvdndning i gemenskapen.

»

Artikel 160 i forordningen avser bruk av ett varumirke som é&r foremal for en internationell
registrering. Artikeln har foljande lydelse:

"Vid tillampningen av artik[el] ... 42.2 ... ska dagen for offentliggorandet enligt artikel 152.2 motsvara
registreringsdagen vid faststillandet av den dag fran och med vilken det varumarke som &r foremal for
en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen ska ha tagits i verkligt bruk i
gemenskapen.”

Direktiv 2008/95/EG

I artikel 10.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar (EUT L 299, s. 25) foreskrivs foljande:

"Om innehavaren av varumairket inte inom fem ar efter det att registreringsforfarandet avslutats har
gjort verkligt bruk av varumairket i medlemsstaten for de varor eller tjanster for vilka det registrerats,
eller om sddant bruk inte skett under fem ar i f6ljd, skall varumérket bli foremél for de sanktioner
som bestdms i detta direktiv, under forutsittning att det inte finns giltiga skal till att varumérket inte
anvints.”

Madridoverenskommelsen

I artikel 4.1 i Madridoverenskommelsen av den 14 april 1891 om den internationella registreringen av
varumérken, i dess dndrade lydelse (nedan kallad Madridéverenskommelsen), foreskrivs foljande:

"Fran den dag da en registrering ... har skett ... skall skyddet for market betriaffande var och en av de
avtalsslutande parterna vara detsamma som om skydd for mérket hade begirts direkt hos denna
avtalsslutande parts varumérkesmyndighet. ...”

1892 drs konvention

I artikel 5.1 i den i Berlin undertecknade konventionen av den 13 april 1892 mellan Schweiz och
Tyskland om Omsesidigt skydd for patent, monster, modeller och varumaérken, i dess éndrade lydelse
(nedan kallad 1892 ars konvention), foreskrivs att de negativa foljderna, enligt de konventionsslutande
parternas lagstiftning, av att ett fabriks- eller handelsméarke inte har anvéints inom en viss tid, ska inte
uppkomma om anvidndningen har skett inom den andra partens omréde.

Bakgrunden till tvisten

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas ingav den 25 oktober 2007 en ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumadrke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3).
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Det sokta varumairket utgors av nedanstdende figurkannetecken:

* k A Kk Kk

" BASKAYA

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 29, 30 och 32 i Nice6verenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med &dndringar och tillagg, och motsvarar, for var och en av dessa klasser, foljande beskrivning:

— Kklass 29: "Kott, fisk, fjaderfa och vilt; kottextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och
gronsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; dgg, mjolk och mjolkprodukter; dtliga oljor och fetter”,

— klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning; mjol och naringspreparat
tillverkade av spannmal, bréd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jéast, bakpulver;
salt, senap; vindger, séser (smaktillsatser); kryddor; is”,

— klass 32: "Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och
fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstéallning av drycker”.

Ansokan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 13/2008 av den 31 mars 2008.

Klaganden framstéllde den 30 juni 2008, med stod av artikel 42 i forordning nr 40/94 (nu artikel 41 i
forordning nr 207/2009), en invindning mot registrering av det sokta varumairket och gjorde gillande
att det forelag risk for forvaxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 (nu
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009).

Invindningen grundades pa det dldre internationella figurmérke som registrerats den 30 juni 1992
under nummer 470 542, en registrering som forldngts till och med den 30 juni 2012 och som hade
rittsverkan i Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Osterrike och Beneluxlinderna, for varor som
omfattas av klass 32 i Nicedverenskommelsen: ”Ol, ale och porter; mineral- och kolsyrat vatten samt
andra icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat for framstillning av drycker.” Detta
varumirke aterges pa foljande sitt:

‘Passala

Efter det att klaganden hade anmodats att ligga fram bevis pa anvdndning av det dldre varumaérket,
klargjorde klaganden, den 31 mars 2009, att den endast vidholl invindningen betriaffande den
internationella registreringens tyska del, och den gav in flera handlingar till styrkande av
anviandningen i Schweiz. Klaganden aberopade harvid artikel 5 i 1892 ars konvention. Enligt
konventionen ska anvandning i Schweiz motsvara anvidndning i Tyskland.
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Invindningsenheten avslog invindningen genom beslut av den 8 februari 2010, eftersom anvandningen
av det dldre varumairket inte hade styrkts. Invindningsenheten konstaterade att det av de handlingar
som hade getts in framgick att det varumérke som aberopats till stod for invindningen endast hade
anvénts i Schweiz och att 1892 érs konvention inte skulle tillampas.

Den 7 april 2010 6verklagade klaganden inviandningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran.

Harmoniseringsbyrans fjarde overklagandendmnd avslog detta Overklagande genom det omtvistade
beslutet med motiveringen att det bevis pa verklig anvindning av det dldre varumérket som aberopats
till stod for invindningen endast avsdg Schweiziska edsforbundet. Overklagandenimnden ansag att det
endast var bestimmelserna i forordning nr 207/2009 som var tillimpliga, ndrmare bestamt artikel 42.2
och 42.3, enligt vilken det dldre varumérket verkligen ska ha anvints i den medlemsstat dar det ar
skyddat.

Forfarandet vid tribunalen och den éverklagade domen

Klaganden vickte, genom handling som inkom till tribunalens kansli den 17 mars 2011, talan om
ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet.

Till stod for sin talan aberopade klaganden en rittslig grund, namligen att 6verklagandendmnden hade
asidosatt artikel 42.2 och 42.3 i forordning nr 207/20009.

Klaganden gjorde sirskilt géllande att enligt artikel 5.1 i 1892 érs konvention ska ett varumérke anses
ha anvénts i Tyskland om det har anvénts i Schweiz. Darfor var klaganden inte tvungen att visa att det
dldre varumarket verkligen hade anvénts till Tyskland.

I punkterna 22-36 i den dverklagade domen provade tribunalen vilket territorium som ska avses med
bevisningen for att det dldre varumarket anvénts.

I punkt 26 i den 6verklagade domen slog tribunalen fast att "fragor om bevis som ldggs fram till stod
for grunderna for en invindning mot en ansokan om registrering av ett gemenskapsvarumérke och
fragor om anvdndning av varumaérken i territoriellt hanseende regleras i de relevanta bestimmelserna i
férordning nr 207/2009” oberoende av medlemsstaternas nationella ritt. Tribunalen slog fast i
punkt 27 att den omstdndigheten att det dldre varumérke som aberopas till stod for en invindning
mot att registrera gemenskapsvarumaérken &r nationellt eller internationellt inte innebdr att den
nationella ratt som ar tillimplig pa det dldre varumarket ska tillimpas.

Séledes konstaterade tribunalen att dven om forfarandena for varumarkesregistrering regleras i varje
medlemsstats nationella rétt, sd giller detta inte faststidllandet av det omride inom vilket verklig
anvindning av det dldre varumirket ska styrkas. Denna fraga regleras namligen av
unionsbestimmelserna.

I punkt 36 slog tribunalen dessutom fast att nationell rétt visserligen kan vara tillamplig i vissa
situationer, men att enligt forordning nr 207/2009 ska de nationella systemen och
gemenskapssystemet for varumarkesskydd gilla samtidigt.

I punkterna 37-40 i den Overklagade domen fann tribunalen vidare att éven i fraga om ett éldre
internationellt varumérke kan det i enlighet med artikel 42.2 i férordning nr 207/2009 uppstillas krav
pa att verklig anvindning ska styrkas, eftersom ett sadant internationellt varumérke likstélls med ett
nationellt varumarke.

Mot denna bakgrund ogillade tribunalen klagandens talan om ogiltigférklaring.

ECLIL:EU:C:2013:826 5
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Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att domstolen ska upphédva den oOverklagade domen, aterforvisa malet till
tribunalen och forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna vid tribunalen och
domstolen.

Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska ogilla overklagandet och forplikta klaganden att
ersitta rittegangskostnaderna.

Provning av overklagandet

Till stod for sitt dverklagande har klaganden som enda grund gjort gillande att tribunalen asidosatte
artikel 42.2 och 42.3 i forordning nr 207/2009. Denna grund bestar av tre delar.

Den forsta delgrunden

Parternas argument

Klaganden anser att artikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009 inte ér tillaimplig pa varumérken
som blivit féremal for internationell registrering med rattsverkan i en medlemsstat.

Klaganden har hénvisat till bestimmelsens lydelse och dérvid anfort foljande. Enligt bestimmelsen ar
det endast "dldre gemenskapsvarumérken” och ”dldre nationella varuméarken” som uttryckligen avses,
ddremot inte de andra fall som anges i artikel 8.2 i forordningen. Denna bestammelse innehaller det
mer allminna begreppet "dldre varumérken”. Det dldre varumérke som &beropats som hinder for att
registrera det sokta varumirket omfattas saledes av artikel 8.2 a.

Detta édldre varumirke har blivit foremal for en internationell registrering, varfér det enligt klaganden
var fel av tribunalen att krdva att klaganden skulle styrka att mérket anvants i Tyskland.

Harmoniseringsbyran har & sin sida anfort foljande. I artikel 160 i forordning nr 207/2009 foreskrivs
det uttryckligen att ett varumirke som blivit foremal for internationell registrering som avser
Europeiska unionen ska ha anvénts pa sdtt som anges i artikel 42 i férordningen.

Domstolens bedomning

Som forsta delgrund har klaganden gjort géllande att tribunalen gjorde en felaktig réttstillaimpning da
den tillimpade rekvisitet verklig anvdndning i artikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009 pa
klagandens dldre varumaérke, trots att det dr ett internationellt varumirke som inte omfattas av
bestammelsens tillimpningsomrade.

Domstolen konstaterar for det forsta att det framgar av lydelsen i artikel 42 i forordning nr 207/2009
att artikel 42.2 &r tillamplig pa dldre gemenskapsvarumirken, medan artikel 42.3 ska tillimpas pa
dldre nationella varumarken.

I artikel 42.2 och 42.3 gors det inte nagon atskillnad mellan nationella varumérken och varumirken
som blivit féremal for internationell registrering.

Begreppet “dldre nationella varumérken” i artikel 42.3 i forordning nr 207/2009 ska emellertid forstas

som varumirken med rattsverkan i en medlemsstat, oberoende av om de registrerats som nationella
eller internationella varumaérken.
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I punkt 3 i artikeln foreskrivs namligen att reglerna dari ska tillimpas nér det giller de "aldre nationella
varumirken” som avses i artikel 8.2 a. Nagon atskillnad gors emellertid inte mellan de fyra kategorier
av ”dldre varumairken” som anges i artikel 8.2 a, ddribland varumérken som blivit foremal for en
internationell registrering med réttsverkan i en medlemsstat.

Syftet med artikel 42.3 i forordning nr 207/2009 &r saledes endast att pa dldre nationella varumérken —
som ska ha anvints i en medlemsstat — tillimpa kravet i artikel 42.2 pa att ett édldre
gemenskapsvarumadrke ska ha anvints inom gemenskapen.

Domstolen konstaterar for det andra att den av klaganden forordade tolkningen — nadmligen att
internationella varumérken ska undantas fran det grundldggande kravet pa anviandning — skulle
medfora ett kringgdende av det skyddssystem som artikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009
ingdr i samt att den dndamalsenliga verkan av dessa bestammelser skulle g& forlorad. I skal 10 i
forordningen erinrar lagstiftaren om principen om skydd for dldre varumérken, men nagon atskillnad
gors inte utifran vilket slags varumarke som &r foremal for invandningen. Vidare framgar detta éven av
artikel 160 i féorordning nr 207/2009, som — i fraga om faststéllande av registreringsdagen — kréver att
ett internationellt varumérke anvénts da det anfors till stod for en invandning.

Det var i huvudsak detta som tribunalen betonade dé den i punkt 38 i den 6verklagade domen erinrade
om att artikel 4.1 i Madridoverenskommelsen och artikel 4.1 a i protokollet till
Madridéverenskommelsen foreskriver att skyddet for varumirket betriffande var och en av de
avtalsslutande parterna ska vara detsamma som om skydd for varumirket hade begirts direkt hos
denna avtalsslutande parts varumarkesmyndighet.

Enligt dessa bestimmelser omfattas siledes ”[v]arumérken som blivit foremél for en internationell
registrering med rattsverkan i medlemsstaten” i den mening som avses i artikel 8.2 a iii i forordning
nr 207/2009 av samma regelverk som ”[v]arumirken som har registrerats i en medlemsstat” i den
mening som avses i artikel 8.2 a ii.

Tribunalen gjorde séaledes inte nagon felaktig rittstillimpning da den tillimpade artikel 42.3 i
forordning nr 207/2009 pa klagandens varumarke.

Diarmed kan klaganden inte vinna framgang med sitt pastdende att tribunalens resonemang i
punkterna 33 och 38 i den oOverklagade domen &dr motsédgelsefullt. I punkt 33 betonar tribunalen
namligen att begreppet verklig anvindning har harmoniserats nédr det giller forfarandet for ansékan
om registrering som gemenskapsvarumérke, medan tribunalen i punkt 38 hénvisar till ett
internationellt varumairkes giltighet i en medlemsstat.

Overklagandet kan séledes inte bifallas savitt avser den forsta delgrunden.

Den andra delgrunden

Parternas argument

Klaganden har som andra delgrund gjort gillande att fragan om ”den territoriella giltigheten” for ett
varumirke som registrerats som ett nationellt varumirke endast regleras av nationell ritt, vilket
tribunalen emellertid inte kom fram till i den 6verklagade domen. Sa &r enligt klaganden sarskilt fallet
da det géller nationella varumérken som blivit féremal for internationell registrering med réttsverkan i
en medlemsstat.

Harmoniseringsbyran anser att begreppet anviandning av ett dldre varumairke ska tolkas pa ett enhetligt

satt inom ramen for forordning nr 207/2009. Ndmnda forordning innehaller en uttémmande reglering
av vilken slags anvindning som avses samt betréffande vilket territorium pa vilket det ska vara styrkt
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att varumarket verkligen anvints. Aven om 1892 ars konvention kan ha konsekvenser som ar relevanta
for tysk varumairkesrdtt, si saknar konventionen verkan vad betraffar gemenskapsordningen for
varumarken.

Domstolens bedémning

Gemenskapsordningen for varumarken ar ett sjalvstandigt system, som bestar av en samling regler och
som syftar till att uppna de mal som é&r specifika for detta system. Detta system ska tillimpas utan
hénsyn till de nationella systemen (se dom av den 22 mars 2012 i mal C-190/10, Génesis, punkt 36,
och av den 27 juni 2013 i mél C-320/12, Malaysia Dairy Industries, punkt 33).

Klaganden kan hérvid inte ifragasétta de slutsatser som tribunalen dragit av domstolens dom av den
13 september 2007 i mal C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyran (REG 2007,
s. 1-7333) angdende begreppet anvindning av varumdrket. I likhet med vad tribunalen angav i
punkt 34 i den 6verklagade domen, har domstolen némligen slagit fast att det nationella begreppet
defensivmérke — som innebdr att ett dldre varumirke skyddas enligt nationell ritt trots att dess
anvindning inte styrkts — inte far ligga till grund for att avsld en ansdkan om gemenskapsvarumarke.

En annan bedémning vore mojlig endast om det var sa att bestimmelserna om gemenskapsvarumérken
inte innebar en harmonisering av begreppet anvindning av varumairket.

Syftet med artikel 10.1 i direktiv 2008/95 dr emellertid att harmonisera de nationella
varumadrkeslagarna. I bestimmelsen foreskrivs att om innehavaren av varumairket inte inom viss tid
har gjort verkligt bruk av varumérket i den berérda medlemsstaten, ska varumérket bli foremal for de
sanktioner som bestdms i direktivet, bland annat att varumairket ska forklaras ogiltigt.

Tribunalen gjorde séledes inte nagon felaktig rdttstillimpning da den slog fast att begreppet
anvandning av gemenskapsvarumairket i unionen uttommande och exklusivt regleras i unionsritten.

Overklagandet kan foljaktligen inte vinna bifall savitt avser den andra delgrunden.
Den tredje delgrunden

Parternas argument

Klaganden har gjort gillande att den omstidndigheten att det med stod av 1892 ars konvention é&r
mojligt att i Tyskland forbjuda anvidndningen av det sokta varumairket skulle paverka
gemenskapsvarumairkets enhetliga karaktir. Om det godtas att det finns undantag fran principen om
gemenskapsvarumarkets enhetliga karaktir, anser klaganden att dessa undantag uttryckligen maste
anges i forordning nr 207/2009, sasom &ven framgar av skal 3 i férordningen.

Harmoniseringsbyran har hénvisat till artiklarna 111 och 165 i férordning nr 207/2009, och har dérvid
anfort att principen om gemenskapsvarumarkets enhetliga karaktér inte ar absolut.

Domstolens bedomning

Det finns undantag fran principen om varumaérkets enhetliga karaktér, och dessa undantag framgar av
forordning nr 207/2009.
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Narmare bestamt foreskrivs det i artikel 111.1 i forordning nr 207/2009 att innehavaren av en éldre
rattighet som giller lokalt far motsdtta sig anvindning av gemenskapsvarumirket inom det omrade
ddr denna rattighet atnjuter skydd, i den man lagstiftningen i den berérda medlemsstaten tillater
detta.

Tribunalen gjorde saledes en riktig bedomning i punkt 36 i den dverklagade domen, dir den slog fast
att principen om varumaérkets enhetliga karaktér inte ér absolut.

Overklagandet kan foljaktligen inte vinna bifall savitt avser den tredje delgrunden. Overklagandet ska
dérfor ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 138.1 i réittegangsreglerna, som enligt artikel 184.1 ska tillimpas i mal om &verklagande,
ska tappande part forpliktas att ersitta rdttegdngskostnaderna, om detta har yrkats.
Harmoniseringsbyran har yrkat att Rivella International AG ska ersdtta réttegdngskostnaderna.
Eftersom Rivella International AG har tappat malet, ska harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) féljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Rivella International AG ska ersitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter
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